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Erwagungen

E. 1

Wird das Markenrecht verletzt oder gefahrdet, kann vom Richter verlangt werden, dass er
die drohende Verletzung verbiete (Art. 55 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes Uiber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG]; SR 232.11). Am Erlass
eines Verbotes muss auch im Berufungsverfahren vor Bundesgericht ein schiitzenswertes
Interesse bestehen, was indes der Fall ist, wenn die Gefahr der Wiederholung der
Markenrechtsverletzung besteht. Eine solche Gefahr ist in der Regel anzunehmen, wenn die
Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens von der Gegenseite bestritten wird ( BGE
10211 122 E. 1 S. 124 f.; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2. Auflage, N. 16 zu Art. 55 MSchG).

Die Vorinstanz hat der Beklagten in Gutheissung des damaligen Klagebegehrens Ziffer 2.1.
verboten, das Inserat vom 28. Februar 1997 und vom 1./2. Mé&rz 1997 zu benutzen. Seitens
der Beklagten ist dieses Urtell weder selbsténdig noch unselbstandig, das heisst mit
Anschlussberufung, weiter gezogen worden. Seitens der Klagerinnen ist es dagegen mit der
vorliegenden Berufung angefochten worden. Die Kl&gerinnen haben zwar das
Feststellungsbegehren fallen gelassen, dagegen am umfassend formulierten
Unterlassungsbegehren festgehalten, soweit sie es auf Markenrecht stiitzen. Damit wollen
die Klagerinnen der Beklagten verbieten lassen, fur die mit CHANELMarken
gekennzeichneten Waren auf bestimmte Weise zu werben. Mit ihrem Antrag auf
Abweisung der Berufung widersetzt sich die Beklagte diesem Begehren. Aus der
Begriindung der Berufungsantwort geht zudem hervor, dass sie die von den Klagerinnen
beanstandete Art der Werbung nicht als gegen Markenrecht verstossend betrachtet, somit
deren Widerrechtlichkeit bestreitet. Unter diesen Umstanden besteht gemass der zitierten
Rechtsprechung nach wie vor ein schutzwiirdiges Interesse der Klégerinnen am Erlass eines
Verbotesim Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. aMSchG .

E.2

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden ( Art. 1 Abs. 1 MSchG
). Die primére Aufgabe der Marke liegt einerseits positiv in der Kennzeichnung, der
Individualisierung des Angebots eines Unternehmens und anderseits negativ in der
Abgrenzung gegentiber Konkurrenzprodukten. Daneben kann der Marke auch
Herkunftsfunktion zukommen (Marbach, Schweizerisches |mmaterial giiter- und
Wettbewerbsrecht, Band |11, Kennzeichenrecht, S. 3f.; David, aa.O., N. 3 zu Art. 1 MSchG
). Die Marke garantiert in der Regel keine bestimmte Qualitét der damit gekennzeichneten
Ware und namentlich keine Eigenschaften, die sich nicht aus der Marke selbst ergeben. Es
bleibt dem Markeninhaber vorbehalten zu entscheiden, welche Erwartungen er in die
Qualitdt der Marken-Produkte wecken und erfullen will; zur Qualitétssicherung ist das



Markenrecht grundsétzlich nicht geeignet (David, aa.O., N. 4 zu Art. 1 MSchG ; Marbach,
aa0., S. 5). Die Marke kann zwar fur weitere Funktionen gebraucht werden, namentlich
fur Werbe-, Profilierungs- und Kommunikationszwecke; derartige wirtschaftliche
Funktionen sind jedoch nur akzessorisch geschiitzt; ein selbstandiger markenrechtlicher
Schutz besteht insoweit nicht ( BGE 122 111 469 E. 5f S. 479; Botschaft des Bundesrates
vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben, BBI 1991 | 19; Marbach, a.a.O., S. 5f.; vgl. auch David, aaO., N. 7 zu
Art. 1 MSchG ). Ausnahmsweise hat die Marke auch Qualitatsfunktion. Das ist der Fall bei
der Garantiemarke ( Art. 21 MSchG ). Einen erweiterten Schutz geniesst schliesslich die
bertihmte Marke. Der Inhaber einer solchen Marke kann anderen deren Gebrauch fir jede
Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die
Unterscheidungskraft der Marke gefahrdet oder deren Ruf ausniitzt oder beeintrachtigt (
Art. 15 Abs. 1 MSchG ). Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten, dass es sich bei denim
Sachverhalt (vorn lit. A) erwdhnten CHANEL-Marken um beriihmte Marken im Sinne
dieser Bestimmung handelt.

a) Das Markenrecht bietet nicht nur Schutz gegen den markenmassigen, sondern gegen
jeden kennzeichnungsmassigen Gebrauch der Marke im Geschéftsverkehr ( BGE 120 11 144
E. 2b S. 148 mit Zitaten; David, aa.O., N. 22 zu Art. 13 MSchG ; Marbach, a.a.O., S. 196
und S. 201 f.). Neben dem Recht zur Abwehr unerwiinschter Einwirkungen verleiht das
Gesetz dem Markeninhaber zudem das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, zu
verwenden und darliber zu verfiigen ( Art. 13 Abs. 1 MSchG ). Er kann anderen namentlich
verbieten, ein mit seiner Marke identisches Zeichen in der Werbung oder sonstwie im
geschéftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. ein Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
lit. aMSchG ).

Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Die Klagerinnen wenden sich nicht gegen den
Gebrauch von im Sinne von Art. 3 MSchG relativ vom Markenschutz ausgeschl ossenen
Zeichen durch die Beklagte. Sie bestreiten nicht, dass ihre Marken von der Beklagten zur
Kennzeichnung von Waren bzw. zur Werbung fur Waren benutzt wurden, dieas
Originamarkenwaren diese Kennzeichnung verdienen. Die CHANEL -Marken wurden
durch die Zeitungs-Inserate der Beklagten in ihrer eigentlichen markenrechtlichen Funktion
nicht beeintréchtigt, denn es bestand weder die Gefahr der Verwechslung mit
Konkurrenzprodukten noch wurde tber die Herstellerin der Ware getéuscht. Die
Kl&gerinnen machen vielmehr geltend, dass die Beklagte mit den Inseraten dem Ruf und
dem Bild geschadet habe, das sie mit den CHANEL-Marken beim Publikum geschaffen
hétten und aufrecht erhielten. Sie berufen sich denn auch auf Art. 15 Abs. 1 MSchG
wonach der Inhaber einer beriihmten Marke anderen deren Gebrauch verbieten kann, wenn
ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefahrdet oder deren Ruf
ausnutzt oder beeintrachtigt. Die Klagerinnen behaupten, die Werbung der Beklagten, so
wie sie mit den Rechtsbegehren unter Ziffer 2 umschrieben wird, beeintrachtige den Ruf der
CHANEL-Marken und beute diesen aus.

b) Die Beklagte bietet CHANEL -Produkte an, die im Ausland oder eventuell Inland
rechtmassig in Verkehr gebracht worden sind. Gemass dem Grundsatz der - internationalen
(BGE 122111 469 E. 3 - 5) - Erschopfung des Markenrechts kbnnen sich die
Markeninhaberinnen der Vermarktung ihrer Markenwaren durch die Beklagte in der
Schweiz grundsétzlich nicht widersetzen und ihr nicht vorschreiben, wie sie diese Waren zu



vertreiben und welche Werbemassnahmen sie zu treffen hat (Marbach, aaO., S. 202;
David, aa0., N. 16 zu Art. 13 MSchG ). Die Erschopfung bedeutet indes nicht, dass das
Markenrecht als Ganzes, die Rechtsposition des Markeninhabers al's solche mit dem
Inverkehrbringen der mit der Marke gekennzeichneten Ware untergeht. Erschopft ist
lediglich die konkrete Verwendung der Marke auf der in Verkehr gesetzten Ware, wéhrend
andere markenrechtliche Nutzungsbefugnisse von der Erschopfung nicht bertihrt werden
(Marbach, aa.O., S. 203). Die dem Wiederverkaufer durch den Erwerb der Markenware
zustehende Befugnis zur Verwendung der Marke geht daher grundsétzlich nicht tber das
hinaus, was fir den Vertrieb der Ware erforderlich ist. Soweit die Verwendung der Marke
aber der rechtméssigen Auslibung der Eigentimerbefugnisse tiber die Ware selbst dient,
kann sie vom Markeninhaber angesichts der priméren und rechtlich geschiitzten Funktion
der Marke, seine Waren zu individualisieren und von denen anderer abzugrenzen, nicht
verhindert werden. Der Markeninhaber, welcher die mit seiner Marke gekennzeichnete
Ware in Verkehr gesetzt hat, kann dem Wiederverkaufer grundsétzlich keine bestimmte
Vermarktung dieser Ware vorschreiben und hat die Veranderungen hinzunehmen, die sich
daraus fur den Ruf der Marke ergeben mdgen.

c) Die Kl&agerinnen wollen der Beklagten gerichtlich verbieten lassen, bei der Reklame fir
die von dieser angebotenen Chanel-Produkte bestimmite gestalterische Mittel zu
gebrauchen. Sie berufen sich auf die Lehrmeinung, wonach die Verwendung des
Original-Schriftzuges in der Werbung ihnen a's Markeninhaberinnen vorbehalten bleibe
(Marbach, aa.O, S. 203). Sie machen - ebenfalls unter Bezugnahme auf die Literatur -
geltend, der Parallelimporteur misse sich darauf beschranken, die angebotenen
Markenprodukte in niichternen Drucklettern aufzufiihren, ohne dartiber hinaus auch
werbewirksame Schriftziige und Logos zu verwenden; denn die Benutzung eines bekannten
Schriftzuges oder L ogos kdnne den Gedanken aufkommen lassen, der Benutzer sei ein
Vertragshandler des Markenartikelfabrikanten (David, aaO., N. 24 zu Art. 13).

Diese Lehrmeinungen gehen davon aus, dass die Vortauschung eines
Vertragshandler-Verhaltnisses in der Werbung primér gegen Markenrecht verstosst, dasin
dieser Hinsicht dem Lauterkeitsrecht vorgeht und es verdrangt. Dem kann nicht gefol gt
werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Ruf einer Marke, der auf
einem bestimmten V ertriebssystem griinden soll, markenrechtlich nicht eigensténdig
geschitzt ( BGE 122 111 469 E. 5f S. 479). Entsprechend ist mit der Verwendung einer
Marke zur Werbung fur den Vertrieb der Original-Markenware auch keine Aussage tber
ein bestimmtes V ertriebssystem verbunden. Die V ortauschung eines nicht bestehenden
Vertragsverhaltnisses zum Hersteller oder Markeninhaber kann alein unter wettbewerbs-
und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten relevant sein ( BGE 116 11 471 E. 3a/lbb S. 475;
1141191 E.5b S. 104; 10411 58 E. 4 S. 60 f.; 7311 126 E. 8 S. 134; Streuli-Y oussef,
Schwei zerisches Immaterial giter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1, Lauterkeitsrecht, 2.
Auflage, S. 89). Markenrecht ist insoweit nicht bertihrt und kann deshalb von der
Vorinstanz auch nicht verletzt worden sein.

d) Der Markeninhaber kann verlangen, dass die werbemassige Verwendung der Marke
durch den Wiederverkaufer auf die zum Verkauf angebotene Markenware beschrankt und
bezogen bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch ein generelles Verbot bestimmter
gestalterischer Mittel bel der werbemassigen Verwendung der Marke weder erforderlich
noch geeignet. Es hangt vielmehr vom Gesamteindruck einer bestimmten Reklame ab, ob
ein hinreichender Bezug zum Angebot des Wiederverkaufers geschaffen wird, aus dem sich



die Beschrénkung der Verwendung der Marke auf die rechtméssig angebotene Markenware
ergibt. Es mag zwar zutreffen, dass die von den Klagerinnen beanstandeten gestalterischen
Mittel im Rahmen eines Zeitungsinserates eine tber die zuldssige Verwendung der Marke
fr das konkrete Warenangebot hinausgehende werbemassige Nutzung der Marke
indizieren. Das von der Vorinstanz verbotene Zeitungsinserat |&asst sich denn auch durch die
von den Klagerinnen beanstandeten Gestaltungsel emente charakterisieren, wahrend in
diesem Inserat gleichzeitig Elemente fehlen, aus denen sich die Beschrankung auf die von
der Beklagten angebotenen CHANEL -Produkte hinreichend deutlich ergeben wiirden.
Daraus l&sst sich jedoch umgekehrt nicht allgemein folgern, dass der Gebrauch der
CHANEL-Marken im Fall der Verwendung der von den Kl&gerinnen beanstandeten
gestalterischen Mittel stets Uber das zulassige Mass hinausginge. Die erforderliche klare
Einschrankung der Werbung auf das konkrete Angebot der Beklagten an

CHANEL -Produkten kann vielmehr auch bel Verwendung dieser Mittel (Marke in
Alleinstellung, typographische Hervorhebung der Marke, Marke in der InserateUberschrift)
auf andere Weise hergestellt werden. Die Vorinstanz hat weder die Tragweite von Art. 13
Abs. 2 lit. e MSchG verkannt noch Art. 15 Abs. 1 MSchG verletzt, wenn sie die von den
Kl&gerinnen im Berufungsverfahren noch aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren abgewiesen
hat.

E.3

Aus diesen Grinden ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu
bestatigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebihr den Kl&gerinnen unter
solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG ). Der nicht durch einen
Anwalt vertretenen Beklagten, welcher im Zusammenhang mit der Einreichung der
Berufungsantwort keine Ubermassigen Umtriebe entstanden sind, ist nach standiger Praxis
keine Parteientschadigung zuzusprechen ( BGE 12511 518 E. 5b S. 5191.).
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